VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 



PCT 



PATENTIERBARKEIT 

(Kapitel II des Vertrags uber die Internationale Zusammenarbeit auf dem 





^2006 


WIPO 

eJbisrctes-Pai 


PCT 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 
CMD 2594 WO 


WEITERES VORGEHEN 


siehe Formblatt PCT7I PEA/41 6 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2005y001507 


Internationales Anmeldedatum (Tag/MonaWahr) 
15.02.2005 


Prioritatsdatum (Tag/Mo nat/J a hr) 
19.02.2004 



Internationale Patentklasslfikation (IPC) oder nationale Klasslfikatlon und IPC 
INV. B01 D67/00 B01 D69/12 B01 D69/02 B01 D69/08 



Anmelder 

MEMBRANA GMBH et al. 



1 . Bei diesem Bericht handelt es sich urn den internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, der von der mit der 
internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaG 
Artikel 36 ubermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 7 Blatter einschlieGlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. □ (an den Anmelder und das Internationale Buro gesandt) insgesamt Blatter; dabei handelt es sich urn 

□ Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, und/oder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nuran das Internationale Buro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datentrager(s) 

angeben) , der/fclie ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehorigen Tabellen enthalt/enthalten, nur in 
elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der 
Verwaltungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 





Feld Nr. 


I 


Grundlage des Berichts 


□ 


Feld Nr. 


II 


Prioritat 


□ 


Feld Nr. 


HI 


Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 




Feld Nr. 


IV 


Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 




Feld Nr. 


V 


Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 


□ 


Feld Nr. 


VI 


Bestimmte angefuhrte Unterlagen 


□ 


Feld Nr. 


VII 


Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 


□ 


Feld Nr. 


VIII 


Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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Feld Nr. I Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtiich der Sprache beruht der Bescheid auf 

E3 der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde. 

□ einer Ubersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache , bei der 

es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 a) und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4 a)) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 a) und/oder 55.3 a)) 

2. Hinsichtiich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf erne Aufforderung nach Artikel 14 bin vorgelegt wurden, geiten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprung/ich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1-48 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1-16 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konhen einige oder alle dieser Blatter mlt der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

1 . □ Auf die Aufforderung zur Einschrankung der Anspruche oder zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren hat der 

Anmelder innerhalb der maBgeblichen Frist: 

□ die Anspruche eingeschrankt. 

□ zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

□ die zusatzlichen Gebuhren unter Widerspruch und gegebenenfalls die Widerspruchsgebuhr 
entrichtet. 

□ die zusatzlichen Gebuhren unter Widerspruch, nicht aber die entsprechende Widerspruchsgebuhr 
entrichtet. 

□ weder die Anspruche eingeschrankt noch zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

2. E>2 Die Behorde hat festgestellt, dafB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfullt ist, und hat 

gemaB Regei 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschrankung der Anspruche oder zur Zahlung 
zusatzlicher Gebuhren aufzufordern. 

3. Die Behorde ist der Auffassung, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1, 
13.2 und 13.3 

M erfullt ist. 

□ aus folgenden Grunden nicht erfullt ist: 

4. Daher ist der Bericht fur die folgenden Teile der intemationalen Anmeldung erstellt worden: 
M alle Teile. 

□ die Teiie, die sich auf die Anspruche mit folgenden Nummern beziehen: . 
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Feld Nr. V Begriindete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 



Neuheit (N) 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 



Ja: Anspruche 1-11, 13, 16 

Nein: Anspruche 12, 14, 15 
Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-16 



Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-16 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt IV 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

1 Da der Gegenstand von Anspruch 12 nicht neu ist (siehe Punkt V unten), besteht 
derzeit zwischen seinem und den Gegenstanden der ubrigen Anspruche 
offensichtlich kein technischer Zusammenhang derart, daB sie eins oder mehrere 
gleiche oder korrespondierende technische Merkmale gemeinsam enthielten. 
Somit sind diese Gegenstande nicht so miteinander verbunden, daB ihnen eine 
einzige erfinderische Idee zugrunde lage (Regel 13.1 PCT). 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 

D3: US-A-5919370 (als EP-B1 -0828553 in der Beschreibung zitiert). 

2 Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT , 
weil der Gegenstand der Anspruche 12, 14 und 15 im Sinne von Artikel 33(2) PCT 
nicht neu ist. 

2.1 Vorliegender Anspruch 12 ist nicht durch das Verfahren zu seiner Herstellung 
eingeschrankt und schlieBt nicht aus, daB die Stutzschicht Polyelektrolyt enthalt 
(siehe auch Anspruch 13). 

2.2 D3 (siehe Anspruch 1) offenbart eine integral asymmetrische Membran mit einer 
Trennschicht und einer Stutzschicht wobei aus dem Verfahren zur Herstellung klar 
ist, daB in der Trennschicht ein Polyelektrolyt mit negativen Festladungen 
physikalisch gebunden ist: 

"... during which process the separating layer A is formed by faster coagulation on 
the side with the lower temperature (and therefore higher viscosity) than on the side 
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on which layer C is formed" (Spalte 4, Zeilen 19-22; Anspruch 8). 
Nach D3 (siehe Spalte 4, Zeilen 56-65; Spalte 5, Zeilen 43-49) werden dieselben 
Polyelektrolyte, u.A. Polysulfone und Polycarbonate, wie in vorliegender Anmeldung 
eingesetzt (vergl. vorliegender Anspruch 2). 

Die Membranen aus D3 werden zur Trennung von Proteinen eingesetzt (siehe Spalte 
2, Zeilen 31-43). 

2.3 Der Gegenstand der abhangigen Anspruche 13 und 16 ist entweder nicht neu oder 
sie scheinen keine Merkmale zu enthalten, die fur sich oder mit den Merkmalen der 
Anspruche, auf die sich diese Anspruche beziehen, einen erfinderischen Schritt 
begrunden konnten. 

3 Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil 
der Gegenstand der Anspruche 1-1 1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne 
von Artikel 33(3) PCT beruht. 

3.1 Keine der vorliegenden Entgegenhaltungen offenbart ein Verfahren bei dem das 
Fallungsmittelsystem einen Polyelektrolyten mit negativen Festladungen enthalt 
(siehe vorliegenden Anspruch 1, kennzeichnender Teil). 

3.2 Allerdings ist der Beschreibung nicht zu entnehmen, daB mit diesem einzigen 
Unterschied zu den Verfahren des Standes der Technik (siehe etwa D3) eine 
technische Effekt verbunden ware: 

"Ferner ist darauf hinzuweisen, daB das erfindungsgemasse Verfahren durch eine 
verfahrenstechnisch geringfiigige Abanderung bekannter 
Membranherstellungsverfahren durchfuhrbar ist, namlich durch Einsatz eines 
ohnehin verwendeten Fallungsmittelsystems, dem lediglich ein Polyelektrolyt mit 
negativen Festladungen zugesetzt ist" (Hervorhebung durch den bevollmachtigten 
Prufer). 

Vielmehr scheint dieser geringfiigige Unterschied keine erfinderische Tatigkeit zu 
begrunden und lediglich eine Abanderung darzustellen, die im Rahmen des normalen 
fachlichen Handelns liegt. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt2) (EPA-April 2005) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT r.^™™™^™ ^ 

(BE1BLATT) . PCT/EP2005/001 507 

3.3 Es ist derzeit nicht ersichtlich ob die abhangigen Anspruche 2-1 1 Merkmale 

enthalten, die fur sich oder mit den Merkmalen der Anspruche, auf die sich diese 
Anspruche beziehen, einen erfinderischen Schritt begrunden konnten. 
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